特許の有効性に関する仲裁適格 by 岡田,洋一
明治大学　法律論叢 89巻 1号：責了 book.tex page111 2016/07/08 10:32
法律論叢第 89巻第 1号（2016.7）
【論　説】
特許の有効性に関する仲裁適格
岡　　田　　洋　　一
目　次
Ⅰ　はじめに
Ⅱ　知的財産をめぐる紛争の裁判外紛争解決と仲裁手続利用のメリット
Ⅲ　比較法の考察
Ⅳ　仲裁適格の要件としての和解可能性
Ⅴ　特許の有効性に関する紛争解決制度
Ⅵ　特許の有効性に関する仲裁適格についての学説
Ⅶ　私見
Ⅷ　おわりに
Ⅰ　はじめに
特許権は、設定登録がなされることによって発生する（特許法 66条 1項）が、
その前提として技術的専門知識経験を有する特許庁審査官による特許査定（同法
51条）を経なければならない。その際、審査官の過誤などにより、本来拒絶査定
されるべき発明に対して特許が付与されることがある。しかし、このような瑕疵あ
る特許権が存続し続けることは、本来万人が共有すべき公共財に排他的独占権が認
められることにほかならず、産業の発達の弊害となる。そこで特許法は、このよ
うな特許を消滅させる制度として特許無効審判を設けている（同法 123条）。そし
て、このような法的枠組みを受けて、従前の通説的見解は、裁判所は無効審判で下
された審決に対する取消訴訟（同法 178条）においてのみ特許の有効性について
審理判断できると解してきた。すなわち、特許侵害訴訟ではその先決問題として
特許の有効性が問題となったとしても裁判所はそれを有効なものとして取り扱わ
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なければならなかった。なぜなら、特許処分は行政行為として一種の公定力を有
し、これを覆すためには同じ行政処分としての性格を有する無効審判での無効審決
によらなければならないと考えられてきたからである。もっとも、最判平成 12年
4月 11日民集 54巻 4号 1368頁〔キルビー特許事件判決〕は、特許に無効理由が
存在することが明らかな場合には、その特許権に基づく権利行使は権利の濫用に当
たり許されないと判示した。また、同判決を受けて平成 23年の特許法の改正（平
成 23年法律第 63号）により 104条の 3が創設され、「特許権又は専用実施権の侵
害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認
められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利行使をする
ことができない」こととなった。これによって、特許の有効性判断は必ず無効審判
によらなければならないというドグマは打破され、一定の範囲において侵害訴訟に
おいても特許の有効性を審理することが可能となった。
では、もう一歩進めて、仲裁手続においても特許の有効性について判断すること
は可能であろうか。すなわち、仲裁適格（仲裁可能性ともいう。）は認められるで
あろうか。この問題は、従来、侵害訴訟における特許の有効性判断に関する議論と
パラレルに行われてきたことから、キルビー特許事件判決以降は仲裁適格を一般的
には認める方向にあるといえよう(1)。もっとも、キルビー特許事件判決や特許法
104条の 3の抗弁が認められることによってなぜ仲裁適格も認められることになる
のか、いまだ議論が尽くされているとはいえない状況にある。この点については、
そもそもキルビー特許事件判決や特許法 104条の 3の抗弁により侵害訴訟で有効
性の判断が可能となる根拠まで遡って考察する必要がある。また、キルビー特許事
件判決等と関連づけて仲裁適格を考えると、仲裁適格が認められるのは先決問題と
して争われた場合に限るべきようにも思えるが、さらに特許の有効性そのものが争
われている場合も含むのかという問題も生じる。そこで、本稿では特許の有効性に
関する仲裁適格について、若干の考察をすることにしたい。
(1)浅井孝夫「仲裁手続利用の得失」NBL755号 44頁（2003）。
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Ⅱ　知的財産をめぐる紛争の裁判外紛争解決と仲裁手続利用の
メリット
わが国では、小泉純一郎元首相が第 154回国会の施政方針演説（平成 14年 2月
4日）において「研究活動や創造活動の成果を、知的財産として、戦略的に保護・
活用し、我が国産業の国際競争力を強化することを国家の目標とします。このた
め、知的財産戦略会議を立ち上げ、必要な政策を強力に推進します」と述べた(2)の
を嚆矢として、プロ・パテント政策を採用することとなった。同政策は、知的財産
紛争の充実・迅速・専門性強化という側面からも議論され、また司法制度改革が
進められていたことも重なって、司法制度推進本部に知的財産訴訟検討会が設置
された。しかも、これは訴訟に限ったものではなく、知的財産戦略大綱では、「知
的財産に係る紛争処理手段の選択肢を幅広く提供する観点から、裁判外紛争処理
（ADR）機関の機能強化・活性化」についても必要な措置を講ずることが掲げられ
た(3)。かかる裁判外紛争処理の中心となる機関として想定されたのが「日本知的
財産仲裁センター」である(4)。同センターは 1998年に日弁連と弁理士会の共同
事業として設立された「工業所有権仲裁センター」が、2001年に名称変更され現
在の名称となったものである(5)。ここでは、弁護士、弁理士および学識経験者を
仲裁人・調停人候補者として、仲裁のほか相談、調停および権利範囲に関する判定
などの知的財産をめぐる紛争処理について取り扱われている。
知的財産紛争につき同センターなどの裁判外紛争処理、とくに仲裁を利用するメ
リットとしては、①専門性、②非公開性、③迅速性、④柔軟性および⑤執行の容易性
などを挙げることができる(6)。もちろん、これらのメリットは絶対的なものとはい
(2)首相官邸HP（http://www.kantei.go.jp/jp/koizumispeech/2002/02/04sisei.html）。
(3)首相官邸HP（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/kettei/020703taikou.html）。
(4)他にも、日本商事仲裁協会や弁護士会仲裁センター等の機関で知的財産紛争の解決が可
能であるし、非機関仲裁（アド・ホック仲裁）も可能である。
(5)日本知的財産仲裁センターについて、同センターHP（http://www.ip-adr.gr.jp/）、山崎
順一「日本知的財産仲裁センターの現況と将来―総合的知的財産紛争解決サービス機関
への発展―」L&T23号 36頁（2004）のほか、パテント 64巻 1号 4頁以下（2011）で
「調停・仲裁を活かせ!!〈知的財産に「裁判外紛争解決」という発想〉」、自由と正義 65巻
2号 35頁（2014）以下で「日本知的財産仲裁センター―その活用を目指して―」という
題目で特集が組まれている。
(6)知的財産紛争における仲裁利用のメリットについては、小林秀之「知的財産紛争と仲裁
（上）」NBL558号 10頁（1994）、浅井・前掲注 (1)41頁、山崎・前掲注 (5)39頁、中野俊
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えないが、当事者はこれらの点を総合的に勘案して自らの紛争を訴訟によって解決
するのが適しているのか、それとも仲裁によって解決するのが適しているのか判断
し、仲裁が適していると判断した場合には、仲裁合意をすることになる。以下、こ
れらを概観することで知的財産紛争を仲裁手続で処理する場合の特徴を把握したい。
①専門性
知的財産をめぐる紛争では、技術的側面つまり事実認定での論争が中心となるこ
とが多い。そこでは、審理に際して高度の専門的知見が必要となることが多く、技
術面に精通した者が審理に携わる体制を充実させることが必要となる。この点、訴
訟では、特許権等に関する訴え等の管轄については東京地裁および大阪地裁を専属
管轄とし（民訴法 6条）、また意匠権等に関する訴えについては両裁判所を競合管
轄とする（同法 6条の 2）ことで、両裁判所に事件を集中させ、事件の審理に必要
となる専門的知見を集積させ、もって事件の充実かつ迅速な審理を実現しようとし
ている。さらに、そこでは裁判所調査官（裁判所法 57条 2項、民訴法 92条の 8、
9）や専門委員（民訴法 92条の 2以下）によって裁判官の専門的知見が補われ、専
門的処理体制の充実が図られている。他方、仲裁においては、そもそも争点となっ
ている技術分野の専門家を仲裁人として選任することが可能であり、訴訟よりも適
切かつ妥当な解決が図られることとなり、かかる専門家の判断に当事者も納得でき
ることが多い。
②非公開性
知的財産紛争では、非公開の技術やノウハウなどの財産的情報が問題となること
が少なくない。この場合、訴訟では公開の原則が妥当することから、訴訟審理を通
じてかかる財産的情報が公になってしまうおそれがある。秘密保持命令（特許法
105条の 4）や当事者尋問等の公開停止（同法 105条の 7）等の規定によって秘密
保護が図られているが十分とはいえないであろう。また、紛争の存在自体を知られ
たくないケースもある(7)。仲裁手続は、非公開が大原則であるから、当事者が望
一郎「知的財産権紛争とADR―仲裁を中心として―」企業と法創造 4号 393頁（2005）
を参照。
(7)菊池武「弁護士から見たこれからの日本における工業所有権紛争処理」法律のひろば 53
巻 7号 28頁（2000）。
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む秘密保護の要請に十分に応えることができるし、当事者に取引関係がある場合に
はその継続を図りやすい面もあるとされる。
③迅速性
知的財産紛争では、対象となる権利が特許権や実用新案権等のように有期のもの
であることが多く、またライフサイクルの短い技術が対象となっている場合には、
早期に紛争を解決することが必要である。訴訟の審理期間も短縮化されてはいる
が、仲裁は裁断型の手続であって、さらに仲裁手続内における不服申立て（いわゆ
る仲裁内上訴）を予定していないことから、上訴手続が予定されている訴訟に比べ
ると、その分迅速に最終的紛争解決がなされることになろう。
④柔軟性
訴訟の場合には、過去の事実関係の確定に基づいて損害賠償等の回顧的救済が行
われるのに対して、仲裁では、それに加えて将来におけるライセンス契約の処理等
も含めた将来における紛争解決も可能である。また、訴訟の場合には民事訴訟法に
従った厳格な手続によって審理が行われるが、仲裁では、当事者の合意により手続
を柔軟なものにすることが可能である。さらに、訴訟では、裁判所における使用
言語が日本語とされている（裁判所法 74条）が、仲裁の場合には当事者の合意に
よって定めることができる（仲裁法 30条）。国際的な事件が珍しくない知的財産
紛争の処理においては、大きなメリットとされている。
⑤執行の容易性
判決を外国で承認・執行してもらうためには、通常は承認国が定める一定の要件
をみたす必要がある。他方、仲裁判断の承認・執行については、外国仲裁判断の承
認及び執行に関する条約（ニューヨーク条約）によって世界の多数の国との間で、
一定の要件をみたせば外国仲裁判断も確実かつ容易に承認・執行することが可能と
なる多国間スキームが形成されており、とくに国際的な紛争が多い知的財産をめぐ
る紛争処理には適している。
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Ⅲ　比較法の考察
1　アメリカ法
⑴ 裁判所による特許の有効性に関する判断
アメリカでは、いったん特許商標庁（USPTO）が付与した特許について、そ
の有効性を争う場合には、原則として裁判所がその判断にあたることとされてい
る(8)。そして、特許の有効性を争う者は、特許侵害訴訟において抗弁（defence）
または反訴（counterclaim）によって当該特許の無効を主張するのが一般的とさ
れる(9)。しかも、この特許無効の主張は必ずしも特許侵害訴訟（給付訴訟の形態）
でなされる必要はなく、特許侵害の問題とは別個独立に特許無効確認訴訟で訴えを
提起することも可能である(10) (11)。
ただし、特許の有効性を訴訟で争うこと自体は問題なく認められているものの、ア
メリカ特許法 282条によって「特許は有効なものとして推定される」ことから、特許
無効を主張する者は、発明が特許性（patentability）の要件をみたしていないこと
を証明する際には、通常必要とされる証明度である証拠の優越（preponderance of
evidence）では足らず、明白かつ確信的な証拠（clear and convincing evidence）
によって証明しなければならない(12)。
⑵ 仲裁による特許の有効性に関する判断
他方、仲裁において特許の有効性を判断できるかについては、過去には否定的に
解されてきたこともあったが、現在では立法によって仲裁適格が肯定されるに至っ
ている。そこで、その歴史的経緯を考察することで、仲裁適格が認められる場合の
(8)アメリカにおいて、特許の有効性を判断する権限が裁判所に与えられているのは、アメ
リカ特許法が、政府による不当な特許の付与を裁判所が制限しようとしたイギリス法を
継受したという歴史的沿革に基づく（アメリカの特許無効制度の歴史的沿革を論ずるも
のとして、竹中俊子「特許侵害事件における無効主張の取扱い」小泉直樹ほか編『特許の
有効性と侵害訴訟』（経済産業調査会・2001）251頁）。
(9) 35 U.S.C. §282.
(10) the Federal Declaratory Judgement Act (1934), 28 U.S.C. §2201.
(11)なお、裁判所での判断に加え、1980年の特許法改正により、再審査制度（reexamination）
が設けられ、特許商標庁においても一定の範囲で特許の有効性を判断できるようになっ
た（35 U.S.C. §302）。そして、特許が無効であると判断された場合には、当該特許は登
録を抹消されることとなった。
(12) D. Chisum, Chisum on Patents, §19.02.
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司法政策的観点を明らかにしたい(13)。
そもそもアメリカでは、仲裁の守備範囲は仲裁によって裁判所の裁判権が侵害さ
れてはならないという考慮から、極めて制限的に解されてきた。それ故、たとえ仲
裁合意が紛争発生前になされていたとしても、その拘束力は認められていなかっ
た(14)。もっとも、これでは仲裁合意が裁判所で強制されることはないことから、
仲裁合意を無視する当事者の訴え提起を認めざるを得なかった。そこで、仲裁制度
の制度的有効性を保持するため、ニューヨークのビジネス界によるロビー活動が行
われ、その成果として 1925年に制定されたのが連邦仲裁法（Federal Arbitration
Act）である(15)。同法の制定により、仲裁合意が紛争発生前に事前になされた場
合にも、紛争発生後に事後的になされた場合と同様にその拘束力が認められること
となった(16)。ただし、その後も依然として、特許の有効性等をめぐる紛争につい
ては、事前の合意があろうが事後的な合意があろうが、常に当事者間の仲裁合意は
認められなかった。Zip Mfg. Co. v. Pep Mfg. Co.事件判決(17)は、原告が特許侵
害を理由として訴えを提起し、これに対して被告が当事者間で仲裁合意がなされ
ているため、連邦仲裁法 3条に基づき、仲裁手続係属中の訴訟手続の中止を求め
た事例において、これを否定した。なぜなら、連邦仲裁法は仲裁の対象を「通商
（commerce）」および「海事（maritime transaction）」に限定しているが、これ
は同法がビジネス界の要求に応える形で制定されたものであり、裁判所に代替する
(13)知的財産をめぐる紛争に関するアメリカ仲裁法の歴史を考察する先行文献として、谷口
安平「アメリカ合衆国特許法 294条の成立史」小野昌延先生古稀記念『知的財産法の系
譜』（青林書院・2002）1069頁、金祥洙「アメリカにおける知的財産権紛争の仲裁可能
性」松浦馨＝青山善充『現代仲裁法の論点』（有斐閣・1998）115頁等がある。
(14)仲裁の範囲が制限的に解されていたのは、イギリス仲裁法の伝統を受け継いだものとさ
れている（谷口・前掲注 (13)1073頁）。
(15)石田京子「仲裁判断に対する合意による司法審査の拡張―米国連邦仲裁法における判例
の展開―」比較法学 41巻 2号 76頁（2008）。
(16)連邦仲裁法 2条は、「海事取引若しくは通商を含む取引であることが明らかな契約であっ
て、当該契約あるいは取引から将来生じる紛争若しくはそれらの全部あるいは一部の履
行拒絶を仲裁によって解決する旨の書面による条項、又は、こうした契約、取引若しくは
履行拒絶によって現在生じている紛争を仲裁に付託する旨の書面による合意は、コモン・
ロー若しくはエクイティに基づく契約取消の理由が存在する場合を除き、有効であり取
消可能であり及び強制が可能である。」と規定する（訳は、三木浩一「連邦仲裁法（アメ
リカ合衆国）」仲裁法制研究会編「世界の仲裁法規」別冊NBL78号 172頁（2003）に
よった。）。
(17) 44 F.2d 184.
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仲裁は主としてビジネス紛争を解決するために存するのであり、「特許の状態、そ
の有効または無効、その侵害または非侵害は、本質的に仲裁手続に適さない事項で
ある」からである(18)。
上記判決後も特許紛争について仲裁による解決は認められてこなかった(19)が、
1969年に転機となる Lear, Inc. v. Adkins事件最高裁判決が下された(20)。同事
件は、ライセンシーが当該特許の有効性に疑義を抱き、ライセンス契約に基づくロ
イヤリティの支払いを中止したことから、ライセンサーがその不履行を主張してカ
リフォルニア州裁判所へ提起し、ライセンシーが当該特許の無効を抗弁として提出
したものである。ここでは、ライセンス契約が当該特許の有効性を認めたうえで締
結された以上、ライセンシーは当該特許の有効性を争うことは禁反言により許され
ないというライセンシー禁反言（licensee estoppel）の法理によって当該特許の
無効を争うことができるのかどうかが争われた(21)が、連邦最高裁判所は、同法理
の適用を否定した。なぜなら、特許保護に値しないアイデアは、公衆が自由に使用
できるというのが連邦の政策だからである。すなわち、ライセンシーが特許の有効
性を争い、ロイヤリティの支払いを免れることは公共の利益にもかかわるとされた
のである。
Lear, Inc. v. Adkins事件判決は、特許紛争についての仲裁適格を認めたもので
はないが、同判決により、ライセンス契約をめぐる紛争において、契約の履行等の
請求の先決問題としてその有効性や特許権の範囲に属するか否かの問題が必然的
に審理されることとなった(22)。ここでは事実認定や法的判断について、「特許庁
(18)特許の有効性に関する問題は、第三者にも影響を及ぼすことから、重大な公益に関す
ることがらであり、その判断は仲裁ではなく裁判所で行われるべきとの判断があった。
（Carmichael, The Arbitration of Patent Disputes, 38 Arbitration Journal 1, at 3.
（1983））。
(19)例えば、1977年のFoster Wheeler Corp. v. Babcock & Wilcox Co., 440 F. Supp. 897
事件判決は、特許の無効および非侵害の宣言判決を求め、それに対して仲裁合意に基づ
く妨訴抗弁を提出した事例において、「特許の有効性及び侵害に関する問題における公の
利益は、仲裁手続での決定を不適当なものとする」と判示する。
(20) 395 U.S. 653.
(21)本判決以前は、ライセンシーが当該契約の対象となっている特許の有効性を争うこと
は禁反言に反するとされてきた（Automatic Radio Manufacturing Co. v. Hazeltine
Research Inc., 339 U.S. 827）
(22)城山康文「知的財産権仲裁活性化のための方向性―米国を参考にして」NBL757号 52頁
（2003）。
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における特許付与手続が適法に行われたか、公知技術は何か、公知技術との関係で
新規性・進歩性は認められるか、公知技術との関係で特許権の権利の範囲は制限
的に解釈されるべきかあるいは拡張的に解釈できるか（均等論）」などの複雑で困
難な問題が生じた(23)。すなわち、特許訴訟は、最も時間を要する複雑な訴訟と認
識されていたのである(24)。また、このような紛争が多発したこともあり、立法を
もって特許紛争を仲裁で解決できるようにすることが待望された。
そこで、このような認識の下、裁判所の働きかけもあり、産業界、特許実務家団
体、アメリカ弁護士協会、アメリカ商工会議所等がアメリカ議会に対して、立法に
よって特許紛争を仲裁で解決することの魅力や利点に気づかせるためのロビー活
動を行い、1982年の特許法改正によって立法化がなされたのである(25) (26)。
特許の有効性に関する仲裁適格を認めたアメリカ特許法 294条 (a)項は、以下の
とおり規定する(27)。
「特許又は特許に基づく権利を含む契約は、当該契約に基づいて生じる特許の有
効性又は侵害にかかる紛争について仲裁を要求する条項を含むことができる。そ
のような条項がない場合は、特許の有効性又は侵害に関して既に存在している紛争
にかかる当事者は、その紛争を仲裁によって解決するために書面をもって合意する
ことができる。当該条項又は合意は、法律上又は衡平上の契約取消理由による場合
を除き、有効かつ取消不能であり、また、強制可能である。」
これによって、事前に特許をめぐる契約において仲裁条項を規定していた場合、
および事後的に特許をめぐる紛争の発生後に当該当事者間で書面による仲裁合意
をした場合の両場面で仲裁手続をとることが認められた。
そして、同条⒞項前段は、仲裁判断は当事者においてのみその効力を有すると
し、私的機関の判断に対世的効力をもたせることを禁止している。ただし、仲裁判
断については、特許商標庁長官に通知することが要求され、審査記録に追加され
（⒟項）、第三者に対する公示がなされることになる。そして、これが受理されるま
では仲裁判断は強制力を有しない（⒠項）(28)。本来、非公開が仲裁の特徴であり、
(23)熊倉禎男「知的所有権と仲裁⑶」JCAジャーナル 36巻 8号 4頁（1989）。
(24) Carmichael, supra note18, at 5.
(25) Ibid.
(26)立法に向けた動向の詳細については、谷口・前掲注 (13)1081頁以下参照。
(27) 35 U.S.C. §294.
(28)なお、アメリカ特許法 294条に基づく仲裁の手続の概略について、ヘンリー幸田『米国
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その結果が公表されることも少ないことから、第三者がそれを知る機会はないが、
特許紛争に関する仲裁では特許商標庁で公に記録される。その趣旨は、特許侵害訴
訟において特許の有効性が争点となり、裁判所が無効判断を下した判決が確定する
と、争点効（collateral estoppel）が生じて第三者に対しても権利行使が不能とな
ることから(29)、これが仲裁で判断された場合にも、かかる通知という公示によっ
て、第三者に対する権利行使について、判決で特許無効判断がなされた場合の効果
と均衡させようとしたものとされている(30)。
また、⒞項後段は、「仲裁当事者は、仲裁の対象とされた特許が、管轄のある裁
判所の確定判決において後で無効又は強制不能の判断がなされた場合において、仲
裁当事者の申立てにより管轄のある裁判所において仲裁判断が修正されうること
を合意することができる。」と規定し、将来において訴訟と仲裁との間で判断齟齬
となった場合についての処理をも定めている。
2　ドイツ法
⑴ 裁判所による特許の有効性に関する判断
ドイツにおいては、特許の有効性を争う場合、1961年に創設された連邦特許裁
判所（Bundespatentgericht）の無効部（Nichtigkeitssenat）が審理を行う。同
裁判所は、連邦司法省（Bundesministerium der Justiz）の統轄下にある自立し
た独立の連邦裁判所であり、連邦通常裁判所（Bundesgerichtshof）を最高裁判所
とする系統に属する下級裁判所である（ドイツ特許法（Patentgesetz）65条 1項）。
同裁判所では、技術において専門的な知識経験を有する技術系裁判官も法律系裁判
官とともに合議体を構成し、判決における法律知識と技術知識の融合を図り、裁判
の充実化を図っている（同条 2項）(31)。特許の有効性の判断は同裁判所に専属す
る結果、特許侵害訴訟でその先決問題として特許の有効性が問題となったとして
特許逐条解説〔第 6版〕』（発明推進協会・2013）468頁参照。
(29) Blonder-Tongue Labs. v. University of Illinois Found., 402 U.S. 313.同判決は、特
許侵害者に対する訴訟で、当該特許が無効であるとの判決が確定した場合には、特許の
有効性を争うことについて、最初の訴訟において手続上、実体法上、および証拠上適正な
機会を有していなかったことを特許権者が立証しない限り、争点効が適用され、その特
許権に基づいて第三者に侵害訴訟を提起し得なくなる旨判示する。
(30)城山・前掲注 (22)53頁。
(31) Vgl. Benkard/Scha¨fers/Schwarz, Patentgesetz, 11. Aufl. 2015, §65 Rdnr.19.
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も、受訴裁判所はその判断を下すことはできない(32)。つまり、特許侵害訴訟では
特許無効の抗弁を主張したり、その宣言判決を求める反訴を提起することは認め
られていない(33)。また、わが国においてキルビー特許事件判決で認められた権利
濫用の抗弁も認められていない(34)。すなわち、特許無効手続と特許侵害訴訟を分
離させるというダブルトラック制度をわが国以上に厳格に採用しているのである
（Trennungsprinzip）(35)。同制度が採用されたのは、特許付与はそもそも行政庁
たる特許商標庁（DPMA）が行う行政行為であり、その争いを民事手続の対象とす
ることは妥当ではなく、民事手続においても行政の判断に拘束されるべきであると
の理由に基づいている(36) (37)。そこで、特許侵害訴訟の受訴裁判所は、当該特許
に関する無効の訴えが連邦特許裁判所に係属している場合には、当事者の申立てま
たは職権で訴訟を中止することができる（ドイツ民訴法（ZPO）148条）(38) (39)。
⑵ 仲裁による特許の有効性に関する判断
ドイツでは、特許の有効性に関する仲裁適格について、アメリカのように立法に
(32)ただし、特許権に基づく差止仮処分事件ではあるが、いわゆるオランザピン事件におい
てデュッセルドルフ高等裁判所は、連邦特許裁判所が特許は無効であるとの判断を下し、
その控訴審が連邦通常裁判所に係属中である事例において、連邦特許裁判所の判断が明
らかに誤りであると判断して、本件特許が有効であるとの独自の判断を前提に差止めの
仮処分を決定している（OLG Du¨sseldorf 29. 5. 2008, GRUR-RR 2009, 329.）。
(33) Pitz, Patentverletzungsverfahren, 2. Aufl. 2010, S.183.
(34)嶋末和秀＝相原伸一「海外調査報告」小泉・前掲注 (8)119頁。
(35) Pitz, a.a.O. (Fn.33) S.147f., 183f.
(36) Kohler, Handbuch des deutsen Patentrechts, 1900, S.364.
(37)なお、実用新案については無審査主義が採用されており（ドイツ実用新案法
（Gebrauchsmustergesetz）8条 1項）、ダブルトラック制度を採用すべき前提が存
在しないことから、侵害訴訟においてもその有効性を判断することができる。ただし、実
用新案の取消手続がすでに係属している場合には、裁判所は、その実用新案を有効では
ないと評価したときは、侵害訴訟を中止しなければならない。他方、反対に有効と評価
した場合には、中止は裁判所の裁量である。その有効性に関する判断の効力は当事者間
にのみ及ぶ相対的なものである（Vgl. Loth, Gebrauchsmustergesetz, 2001, vor §15
Rdnr.12; Kraßer/Ann, Patentrecht, 7. Aufl. 2016, S.943.）。
(38) Vgl. Kraßer/Ann, a.a.O. (Fn.37) S941ff.
(39)中止以外の方法により侵害訴訟内で1回的に紛争解決するため、特許のクレームとは
関係なく、被告の侵害技術と技術水準とを対比させ、侵害技術が技術水準と一致また
は類似する場合には侵害が成立しないという抗弁（Einwand des freien Standes der
Technik）が提唱されている（Ohl, Der Einwand des Freien Standes der Technik im
Patentverletzungsstreit nach ku¨nftigem Recht, GRUR 1969, S.1.）。実務上、同抗弁
は、文言侵害の場合には認められていないが、均等侵害の場合にはいわゆるフォルムシュタ
イン抗弁（Formstein Einwand）として認められている（29. 4. 1986 BGHZ 98, 12.）。
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よる解決はなされておらず、解釈に委ねられている(40)。先述したように、ドイツ
では特許侵害訴訟の受訴裁判所は特許の有効性の判断を行うことはできず、これは
連邦特許裁判所に専属するものとされている。しかし、例えばライセンス契約が締
結されている場合には、当該契約内で秘密保持が重要となることが多く、紛争が生
じたときには非公開での手続による解決が必要となる。そこで、当該契約で仲裁合
意の条項が存するときは、仲裁において特許の有効性を争うことが、ライセンシー
がとることのできる防衛戦術となりうる(41)。その際には、連邦特許裁判所ではな
く、私的な機関である仲裁廷（Schiedsgericht）によって特許の無効の判断ができ
るのか否かが問題となる。
この問題に関して、ドイツ民訴法 1030条 1項は、「いかなる財産法上の請求も
仲裁契約の対象とすることができる。非財産法上の請求についての契約は、当事者
が紛争の対象について和解を締結する権限を有する限りにおいて法的な効力を有
する。」と仲裁適格について規定する(42)。よって同条項の解釈によって特許の有
効性に関する仲裁適格の判断がなされることになる。
この点、多数説は、仲裁適格を認めることに否定的である(43)。なぜなら、先述
したとおり、特許の有効性については連邦特許裁判所という国家の特別裁判所に専
属しているからである。すなわち、特許の無効を請求する権利は、その前提となる
特許付与が行政行為に基礎を置くもので、利害関係人の処分権の対象外であり、財
産法上の請求権とはいえず仲裁適格が否定されることになる。なお、立法者も同様
の理由で仲裁適格を否定すべきと解している(44)。ただし、仲裁適格を否定する見
解の中には、仲裁廷による特許無効の判断自体はできないとしつつも、仲裁廷は仲
(40)ドイツにおける仲裁適格を論ずる文献として、田邊誠「民事紛争の仲裁適格について―
ドイツにおける議論を参考にして―」民訴雑誌 42号 69頁（1996）。
(41) Ga¨rtner/Schneider, Die objective Schiedsfa¨higkeit der Nichtigerkla¨rung von
Patenten nach deutschem Recht, FS fu¨r T. Kigawa (2005), S.79.
(42)訳は、法務大臣官房司法法制部編『ドイツ民事訴訟法典―2011年 12月 22日現在―』（法
曹会・2012）289頁によった。
(43) Schwab, Wandlungen der Schiedsfa¨higkeit, FS fu¨r Henckel (1995) S.814;
Schwab/Walter, Schiedsgerichtsbarkeit, 7. Aufl. 2005, Kap. 4 Rdnr.11; Zimmerman,
Zivilprozessordnung, 9. Aufl. 2011, §1030 Rdnr.2; Zo¨ller/Geimer, ZPO, 30. Aufl.
2014, §1030 Rdnr.14; Thomas/Putzo/Seiler, ZPO, 37. Aufl. 2016, §1030 Rdnr6;
Musielak/Voit, ZPO, 13 Aufl. 2016, §1030 Rdnr.3; Baumbach/Lauterbach/Albers/
Hartmann, Zivilprozessordnung, 74. Aufl. 2016, §1030 Rdnr.12
(44) Bundestagsdrucksache, 13/5274 vom 12. 07. 1996, S.35.
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裁当事者である特許権者に対して、特許庁への当該特許の抹消（Lo¨schung）を申
請することを仲裁判断として行うことができるとし、かかる仲裁申立てはドイツ民
訴法 894条の執行宣言（Vollstreckbarerkla¨rung）によって執行も可能であると
する見解がある(45)。なぜなら、仲裁廷が判断する特許無効判断は、仲裁合意にお
ける当事者間においてのみ妥当するもので対世的（erga omnes）なものではない
からである。すなわち、この見解によれば、ドイツ特許法 20条に基づいて特許権
者が特許庁に対する宣言をもって当該特許を放棄することになるが、これは特許権
者の処分に基づいて行われるからである(46)。
これに対して、国家によって付与された特許権であっても、特許権者は当該特許
権について譲渡し、ライセンス契約によって実施権を付与し、放棄するなど自由に
処分できるのであって、特許権者に特許の有効性をめぐる争いを仲裁廷に委ねる権
限も認めてもよいとする見解もある(47)。すなわち、確かに特許の有効性判断は、
特許付与の正当性について判断をするものであるが、付与後は権利者に独占的な使
用権限という財産的権利が認められるのであって、この紛争の対象は財産法上の請
求権といえる。そして、当事者はその処分権に基づいて、相対的な効力のみを欲す
るのであれば、仲裁合意による仲裁廷の判断に紛争解決を委ねることができるとす
るのである(48)。
Ⅳ　仲裁適格の要件としての和解可能性
紛争を仲裁によって解決するためには、当該紛争について仲裁適格が認めら得な
ければならない。仲裁適格がない場合には、「仲裁廷が仲裁権限を有しない」（仲裁
23条 1項）ことから、仲裁手は手続を開始し、進行させることはできないし、仮
(45) Chrocziel, Gewerbliche Schutzrechte als Gegenstand eines Schiedsverfahrens, FS
fu¨r Preu (1988) S.194; Stein/Jonas, ZPO, 22. Aufl. 2002, §1030 Rdnr.3; Zo¨ller/
Geimer, a.a.O. (Fn.43) §1030 Rdnr.15.
(46)特許法 20条 1項は、「特許は、特許権者が特許庁に対する書面による宣言をもって放棄
をする場合、に消滅する」と規定する。
(47) Barber, objektive Schiedsfa¨higkeit und ordre public in der internationalen
Schiedsgerichtsbarkeit, 1994, S.160f.
(48) Schneider, a.a.O (Fn.41) S.81ff.
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に仲裁判断がなされた場合には取消事由となる（同 44条 1項 7号）(49)。
仲裁適格が認められるか否かについて、仲裁法制定前は、公示催告手続及ビ仲裁
手続ニ関スル法律 786条が「一名又ハ数名ノ仲裁人ヲシテ争ノ判断ヲ為サシムル
合意ハ当事者カ係争物ニ付キ和解ヲ為ス権利アル場合ニ限リ其効力ヲ有ス」と規定
し、また現行仲裁法 13条 1項は、「仲裁合意は・・・当事者が和解をすることがで
きる民事上の紛争・・・を対象とする限り、その効力を有する」と規定し、従来、
和解可能性があるか否かを基準として判断されている(50)。
そして「和解」の意義について、以前は民法上の和解と考えられていたようであ
り、これが立法者の見解でもある(51)。この見解は、和解ができる事項は当事者が
その意思のみで処分できなければならないが、このような事項をめぐる紛争であれ
ば、私的自治に基づく紛争解決手段である仲裁によって紛争を解決する途を当事者
が選択することができることを根拠とする。そして、和解可能性が仲裁適格の基準
となる以上、「和解ができない事件の法的効力を有する終局的な解決を裁判所に留
保する」ことになる(52)。もっとも、仲裁は、仲裁合意時と仲裁判断時が離れてお
り、また紛争解決は当事者とは異なり第三者たる仲裁人の仲裁判断に委ねられてお
り、当事者の合意と仲裁判断との間にはある程度のずれも存する。それゆえ、仲
裁適格の判断は司法政策や仲裁制度の現状によって左右されることもある。した
がって和解可能性については、当事者の処分権限の有無を基本としつつも、仲裁法
独自の概念として政策的判断も考慮して決すべきである(53)。すなわち、和解可能
な紛争であっても、種々の理由から裁判所に権限が独占的に保持される必要がある
場合には仲裁適格は認められないことになる(54)。
(49)小島武司＝猪股孝史『仲裁法』（日本評論社・2014）67頁。
(50)両法の規定は同趣旨のものであるとされている（近藤昌昭ほか『仲裁法コンメンタール』
（商事法務・2003）46頁）。
(51)法務省大臣官房司法法制調査部監修『日本近代立法資料叢書 22巻』「民事訴訟法草案議
事筆記第 53回」（商事法務研究会・1985）589頁。
(52)小山昇『仲裁法〔新版〕』（有斐閣・1983）53頁。
(53)齋藤秀夫ほか編『注解民事訴訟法〔第 2版〕⑾』（第一法規出版・1996）407頁〔河野正
憲〕、谷口安平＝井上治典編『新・判例コンメンタールⅥ』（三省堂・1997）623頁〔青
山善充〕、上野泰男「仲裁適格」松浦＝青山・前掲注 (13)106頁、小島＝猪股・前掲注
(49)77頁、山本和彦＝山田文『ADR仲裁法』（日本評論社・2015）311頁。
(54)その意味で、谷口安平＝井上治典編『新・判例コンメンタールⅥ』（三省堂・1997）623
頁〔青山善充〕は、「和解可能性は、仲裁適格の必要条件であっても十分条件ではない」
とする。
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よって、本稿の対象とする特許の有効性についても、まず民法上の和解の対象と
なるか否か、対象となったとして政策的に仲裁適格を排除すべき理由があるか否か
を考察する必要がある。
Ⅴ　特許の有効性に関する紛争解決制度
1　特許の有効性に関する判断の制度的枠組み
特許の有効性に関する仲裁適格についていかに考えるべきか、という問題を検討
する前提として、従来、わが国における特許の有効性に関する判断がどのような制
度的枠組みの下で審理なされてきたのか概観する。
⑴ キルビー特許事件判決以前
特許法は、特許の有効性について疑義が生じた場合には、かかる特許を対世的・
遡及的に消滅させるため、特許無効審判制度を設けている（特許法 123条）。かか
る枠組みを受け、従来の通説的見解は、裁判所は特許無効審判手続で下された審決
に対する取消訴訟（同法 178条）においてのみ特許の有効性を審理できると解して
きた(55)。すなわち、特許侵害訴訟においてはその先決問題として特許の有効性が
問題となったとしても、受訴裁判所はそれを審理することはできず、特許は有効な
ものとして扱わなければならないこととなる。これは、特許処分が行政処分の一種
として公定力を有し、これを覆すためには同じ行政処分としての性格を有する特許
庁における特許無効審判によらなければならないとの解釈に基づいている。要す
るに、わが国でもドイツと同様にダブルトラック制度が採用されているのである。
そこで、特許侵害訴訟において特許の有効性に疑義が生じた場合には、その訴訟
とは別個に特許無効審判を請求しなければならないことから、受訴裁判所は訴訟
手続を中止することによって訴訟と審判との関係を調整してきた（同法 168条 2
項）。この中止規定は、特許無効審判の黒白がついてから訴訟の審理を進行する方
が訴訟経済に合致し、特許侵害訴訟の受訴裁判所にとっても便宜であることから設
(55)大判明治 37年 9月 15日刑録 10輯 1679頁、大判大正 6年 4月 23日民録 23輯 654頁。
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けられたものである(56)。しかし、中止決定は当事者からの権利として要求される
ものではなく、受訴裁判所の裁量によってなされるものであるから、必ずしも中止
がなされるわけではない(57)。また、特許侵害訴訟の受訴裁判所が特許に無効理由
が存在することにつき確信を得た場合にまで、いつ確定がなされるか不明の審決の
結果を待たなければならないとするのは迂遠であるし、そもそも訴訟と審判の二度
手間自体も当事者にとっては負担である。しかも、特許無効審判での審理が早期に
終結される保障はなく、審決の確定を待っていたのでは訴訟が長期化し、迅速な裁
判の実現にも支障を来す。そればかりか、ライフサイクルの短い技術が増加してい
る現状からすれば、迅速な審理の要請はいっそう高い。
したがって、裁判例・学説において、紛争をできる限り 1つの手続で解決し、か
つ特許侵害訴訟で特許の有効性に疑義が生じた場合において、当該事件で妥当な結
論（非侵害）を得るため、様々な方途が考えられてきた。例えば、特許請求の範囲
に公知技術が包含されていたことが判明した場合には、真正面から特許無効の問題
とはせず、特許請求の範囲を限定したり（限定解釈説）、対象となるイ号物件が公
知技術と同一または容易に推考できたものである場合には、公知技術が万民の共有
する公有財産であることを理由に侵害の成立を否定したり（公知技術の抗弁）して
きた(58)。
⑵ キルビー特許事件判決
このような状況の中で、最判平成 12年 4月 11日民集 54巻 4号 1368頁〔キル
ビー特許事件判決〕は、特許侵害訴訟の受訴裁判所がその先決問題として当該特許
の無効判断を下すことができるか否かについて、以下のように判示した。
「特許に無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無
効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも、そ
の特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求が許されると解することは、次の諸点
(56)特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第 19版〕』（発明協会・2012）462頁。
(57)訴訟の迅速な審理を阻害するため、実際に中止した例は少なく、東京地裁知財部および
大阪地裁知財部では、無効審判請求がなされただけで訴訟手続を中止することはないよ
うである（飯村敏明＝設樂隆一編『知的財産関係訴訟』（青林書院・2008）36頁〔設樂
隆一＝間史恵＝鈴木千帆〕）。
(58)特許無効をめぐる裁判例および学説ならびに後述するキルビー特許事件判決の詳細につ
いては、拙稿「特許侵害訴訟における特許無効―キルビー特許事件判決を素材として―」
明大院 19号 116頁（2003）以下を参照。
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にかんがみ、相当ではない。
⑴このような特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害
賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を
与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結
果となる。また、⑵紛争はできる限り短期間に 1つの手続で解決するのが望ましい
ものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁にお
ける無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在す
ることを以て特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとすること
は、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いる
こととなり、また、訴訟経済にも反する。さらに、⑶特許法 168条 2項は、特許に
無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実
に予見される場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解する
ことはできない。
したがって、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許侵害訴訟を審理す
る裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断す
ることができると解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在するこ
とが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段
の事情のない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。」
同判決は、特許侵害訴訟において特許の有効性を判断できる実質的根拠として、
衡平の理念、無効審判の強制禁止および訴訟経済ならびに特許法 168条 2項の趣
旨を挙げ、その要件として無効理由の存在の明白性および特段の事情のないことを
課したうえで、権利濫用法理を適用し、無効理由の存在が明白な場合における特許
権の行使を否定した。本判決は、特許をめぐる紛争処理制度として、特許無効審判
と特許侵害訴訟の併存するダブルトラック制度が利用者にとって必ずしも利便性
の点で優れたものとはいえない状況を打破すべく、特許をめぐる紛争については特
許侵害訴訟という 1つの手続において無効についても侵害についても判断を下す
ことができるとしたものであり、当事者の意思および訴訟経済にも適合することか
ら、判例法理として定着した。これにより、特許無効は必ず無効審判によらねばな
らないというドグマは崩壊したといえよう。
127
明治大学　法律論叢 89巻 1号：責了 book.tex page128 2016/07/08 10:32
法律論叢 89巻 1号
⑶ 特許法 104条の 3の抗弁
もっとも、キルビー特許事件判決が侵害訴訟の先決問題としてその有効性を判断
するための要件の 1つとして挙げた特許無効の明白性について、その予測が困難で
あることから、同判決が判例法理として定着した後も当事者としては別途特許無効
審判を訴訟と併行して請求しなければならず、産業界からは明白性の要件を撤廃
し、常に特許侵害訴訟において特許の有効性の判断を行うことができる制度を設け
ることが望ましい旨の要望が出された。そこで、司法制度改革の一環として設けら
れた知的財産訴訟検討会(59)において、①紛争の合理的解決の観点からは特許侵害
訴訟と特許無効審判の役割分担はどうあるべきか、②特許侵害訴訟における特許の
有効性に関する主張・判断はどうあるべきか、③特許侵害訴訟における特許無効の
主張に対する権利者の防御手段はどのように確保すべきか、および④その他紛争の
合理的解決の観点から考慮すべき論点としてはどのようなものがあるか（例えば、
判断の齟齬防止、侵害訴訟における無効判断の効力等）などの見地から、特に特許
紛争を念頭に置いて検討が行われた(60)。その結果、平成 16年の法改正（平成 16
年法律第 120号）で特許法 104条の 3を新設し、「特許権又は専用実施権の侵害に
係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認めら
れるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利行使をすること
ができない」こととした(61)。このように本法改正はキルビー特許事件判決法理を
ほぼ踏襲したものではあるが、さらに同判決がその根拠とした衡平の観念および紛
争解決の実効性・訴訟経済等の趣旨に即して、その判例法理をさらに推し進めたも
のである。そして、産業界の要望どおり特許が無効であることの明白性を不問とす
ることで、侵害訴訟において当該特許が特許無効審判により無効にされるべきもの
と認められるときは、当該訴訟における特許権の行使は許されない旨を明らかに
(59)知的財産訴訟検討会における議論について、司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会
HP（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/11titeki.html）、近藤昌昭＝齋
藤友壽『司法制度改革概説 2知的財産関係二法／労働審判法』（商事法務・2004）54頁
以下参照。
(60)知的財産訴訟検討会・前掲注 (59)「第 4回会合配付資料 1」15頁、近藤＝齋藤・前掲注
(59)56頁。
(61)その後、平成 23年改正（平成 23年法律第 63号）で無効審判に加えて延長登録無効審判
についても規定されている。
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し、もって紛争の早期・実効的解決を目指した(62)。
2　特許の有効性に関する判断（法的性格）
では、特許法 104条の 3はいかなる法的性格を有するのであろうか。この点、特
許権者と被疑侵害者との間の紛争を解決するために、当該特許の無効による請求棄
却の余地を認めたとする見解がある。すなわち、特許侵害訴訟の受訴裁判所は、特
許権が有効に存在することを前提に、「特許無効審判により無効にされるべきもの」
と判断する場合には、特許権者がその「権利行使をすることができない」ので請求
を棄却すべきとする(63)。この見解は、特許権は審査官の特許査定という行政処分
に基づいて発生するものであって、特許処分には行政行為の公定力が適用されると
の理論に基づくものである。その結果、無効審決が確定するまでは適法の推定を受
け、裁判所といえどもその特許を有効なものとして扱わなければならないとされ
た。しかし、ここで留意しなければならないのは、行政法上、行政行為の瑕疵は取
消理由と無効理由とに分類でき、後者については公定力が及ばないという点であ
る(64)。それ故、特許処分がこれに該当すれば、裁判所もその判断を独自に行うこ
とができることになる。
ここに公定力とは、行政行為に瑕疵があったとしても、権限ある機関が正式にこ
れを取り消さない限りは有効とされ、一切の者を拘束する力をいう(65)。そして、
公定力が与えられている行政庁の行為については、私人が通常の民事訴訟において
直接その行為の効力を否定したり、その行為によって形成された法律状態に反する
効果を主張することは許されず、そのために特別に用意された行政訴訟制度による
ことが必要となる(66)。そもそも公定力は、公共の福祉の維持増進のため法の内容
を実現することを目的とし、その可及的速やかな目的達成が望まれる行為に対して
(62)特許庁編・前掲注 (56)307頁。
(63)笠井正俊「特許無効審判と特許侵害訴訟の再審事由」民訴雑誌 54号 41頁（2008）。ま
た、髙部眞規子「判解」〔キルビー特許事件判決〕『最判解民平成 12年度（上）』437頁は、
特許法 104条の 3基となったキルビー特許事件判決の法理について同様の見解に立って
いる。
(64)原田尚彦『行政法要論〔全訂第 7版補訂 2版〕』（学陽書房・2012）179頁。
(65)原田・前掲注 (64)138頁。
(66)越山安久「抗告訴訟の対象」鈴木忠一＝三ヶ月章監修『新・実務民事訴訟法講座 9行政訴
訟Ⅰ』（日本評論社・1983）31頁。
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認められるものであり、また、旧憲法下の行政権優位の君主体制において、国家の
権威と行政組織内部の監督体制に絶大な信頼をおいた結果、行政行為それ自体が権
威を有し(67)、適法性が推定されることに基づくものである。確かに、公定力の概
念は、戦前における行政裁判所と司法裁判所との間の裁判管轄権分配に関する問
題を処理するには有益であった(68)。しかし、日本国憲法下の司法国家体制(69)で
は、到底このような見解に依拠することはできず、公定力の根拠は、単に現行法が
違法な行政行為の取り消し手続として行政不服申立てと取消訴訟の手続を定めて
いること（排他的管轄・排他的所管）の反射的効果としてのみ存する。「公定力」
との言葉は同一であるも、その解釈は憲法改正の前後で変遷していることに留意し
なければならない(70)。
そして、従来の判例・学説は、公定力の及ばない無効理由について、瑕疵ある行
政行為は取消理由に過ぎないが、行政行為の瑕疵が重大かつ明白な場合には当然に
無効理由になるとしている（重大明白説）(71)。すなわち、行政行為に重大な法規
違反が存在すること、および瑕疵の存在が外観上明白であること、の 2つの要件を
みたした場合には、正当な機関の判断を待つまでもなく、何人であってもその無効
を判断できると解している(72)。
では、特許法 123条に列挙されている無効理由は重大かつ明白といえるであろ
うか。思うに、本来特許が与えられるべきではない発明に対して特許が与えられる
ことは、万人が共有すべき財産について特定の者に排他的独占権を与えることにほ
(67)例えば、大日本帝国憲法 61条は、「行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ障害セラレタリト
スルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判
所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス」と規定しているように、行政機関を特別視して、それに
関する訴訟を司法裁判所管轄外の事項としている。
(68)宮崎良夫『行政争訟と行政法学〔増補版〕』（弘文堂・2004）229頁以下。
(69)例えば、日本国憲法 76条 2項は、「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない」
と規定していることからも明らかである。
(70)田中二郎『新版行政法上巻〔全訂第 2版〕』（弘文堂・1974）133頁、原田・前掲注 (64)142
頁、藤田宙靖『行政法総論』（青林書院・2013）220頁、塩野宏『行政法Ⅰ〔第 6版〕』
（有斐閣・2015）160頁。
(71)田中・前掲注 (70)138頁、最判昭和 31年 7月 18日民集 10巻 7号 890頁。
(72)これに対して、有力説は、重大明白という概念は極めて抽象的で具体的判断の基準とは
なり得ないとして、個々の具体的な場面ごとに様々な具体的利益を衡量した上で無効理
由となるか否かを決定すべきとしている（具体的価値衡量説または明白性補充要件説。
原田・前掲注 (64)182頁、藤田・前掲注 (70)255頁、塩野・前掲注 (70)181頁）。
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かならない。そもそも、人類は先人の築きあげたものを模倣することによって成長
を成し遂げてきたのであり、特定の者に権利を排他的に認めて他者の模倣を禁止す
ることは社会を固定し、ひいては人類の発展を阻害してしまう危険性を孕んでい
る。それゆえ、発明などに代表される情報は、本来的に独占できない公共財として
の性格を有しており、発明を保護する特許制度はいわば創作者に創作のインセン
ティブを与え、創作意欲を殺ぐことのないように設けられた例外的なものである。
すなわち、公共財であるべき発明思想を特定の者の独占に置くことは、産業の発達
に寄与するという特許法の目的（特許 1条）を著しく害することになることに留意
しなければならない。また、省令による記載様式違反（特許 36条 6項 4号）や併
合出願の要件違反（特許 37条）といった軽微な瑕疵は、無効理由を限定列挙した
特許法 123条から除外されている。とすれば、同条に列挙された無効理由は、瑕
疵が重大かつ明白なものを列挙しているのであり、公定力の適用はないものと解す
べきである(73) (74)。
そして、公定力の適用がない結果、特許侵害訴訟において被疑侵害者が特許法
104条の 3の抗弁を提出すると、受訴裁判所は自ら特許の有効性を判断し、有効で
あればその後の侵害論に入り、逆に無効であればそもそも権原なき特許権の行使と
して請求棄却判決を下すことになる。すなわち、特許侵害訴訟において権利行使し
た当該特許権は、特許庁が特許査定処分したものであるが、受訴裁判所はそれをそ
のまま判決の基礎とするのではなく、その特許権の有効性に関して自ら判断を下す
ことが認められているのである。
(73)公定力を否定することで、特許侵害訴訟の受訴裁判所がその先決問題である特許の有効
性の判断を可能とする理論構成をとるものとして、中島和雄「侵害訴訟における特許無
効の抗弁」本間崇先生還暦記念『知的財産権の現代的課題』（信山社・1995）192頁。
(74)なお、具体的価値衡量説・明白性補充要件説によれば、無効理由の存する発明に特許を
付与した際の事情を考慮した場合、特許法 123条に列挙されている無効理由は当然に無
効となるべきものといえるか否かが争点となる。この点、特許法が特許無効を争う制度
として無効審判制度を設けていることを強調すれば、その反射的効果として公定力が生
じるとも思える。しかし、先述したとおり、無効理由の存在する特許発明は公共財とし
ての性格を有することから、それを万人に供するべく消滅させなければならない。また、
特許処分を下した特許庁は、特許を無効とすることによって生じる利害関係にはなく、
何をおいても特許を存続させる必要性はない。したがって、同説の立場に立脚したとし
てもやはり、同条に列挙された無効理由は当然に無効となるべき瑕疵を列挙したものと
見ることができ、公定力は及ばないものと解する。
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Ⅵ　特許の有効性に関する仲裁適格についての学説
特許の有効性に関する仲裁適格について、学説はいかに考えてきたのであろう
か。この問題についての議論は、先述した特許侵害訴訟における有効性判断の問題
に比して、決して活発に議論されてきたわけではない。しかし、学説は、キルビー
特許事件判決や特許法 104条の 3の創設の影響等を受け、変遷してきている。
1　仲裁適格を否定する見解
特許権は私権ではあるが、産業の発達に寄与することを目的とする権利として公
益性を有し、かつ、その発生には特許庁の行政処分を必要とする点を重視して、仲
裁の要件である和解可能性は認められないとする見解である(75)。すなわち、特許
の有効性については無効審判で争わなければならず、仲裁適格を、侵害訴訟にお
いて権利の無効を直接判断できないのと同様に考えるものである(76)。ただし、こ
の見解は、主としてキルビー特許事件判決以前に提唱されたものである(77)。従っ
て、同判決以前の侵害訴訟における特許の有効性判断の実務・学説と同様に、仲裁
手続でもクレーム解釈の問題にすり替えて処理を仕様とする。すなわち、侵害訴訟
で技術的範囲の解釈をなすための前提として無効原因となる事実関係について審
理することが認められてきたことから、仲裁手続でも技術的範囲の属否の判断を導
くための前提として特許の有効性が争われている場合は、実質的な審理を認める。
2　侵害問題の先決問題としてのみ仲裁適格を肯定する見解
特許の有効性は、当該特許権のライセンス契約をめぐる問題や特許権侵害をめぐ
(75)松本繁敏「知的財産権と仲裁」ジュリスト 924号 55頁（1988）。
(76)吉井薫「仲裁による知的財産紛争の処理」NBL479号 21頁（1991）は、仲裁適格の有
無を明確に述べてはいないが、「特許権の有効・無効の問題とはせずに、事実上、特許権
の有効性を考慮しつつ特許権の侵害・非侵害のかたちで仲裁判断を求めることができる
ことには異論がないため、この点を問題とせずに紛争処理を図ることが実務的には可能
であ」るとする。
(77)熊倉禎男「特許権侵害訴訟に関する国際仲裁等（ADR）について」牧野利秋ほか編『知
的財産法の理論と実務第 2巻〔特許法［Ⅱ］〕』（新日本法規・2007）230頁）は、「直接
的に特許の有効・無効を請求の趣旨で確認する訴訟は具体的な権利義務に有無を争う争
訟性を欠くものとして少なくとも我が国の裁判所においては認められ」ないことなどか
ら、特許の有効性自体を争う場合には仲裁適格は認められないとして、キルビー特許事
件判決後に従来の肯定する見解から意見を改められている。
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る問題との関係で、相対的にその先決問題として判断されるに過ぎず、その仲裁判
断によって特許権自体が対世的に無効となるわけではないことから、仲裁適格を肯
定する見解であり、現在では多数説を形成している(78)。そもそも、特許権をめぐ
る紛争では特許権侵害の問題とその有効性をめぐる問題の両方が争われることが
多いが、仲裁手続ではその判断について技術的専門知識経験を有する者が仲裁人と
してその判断にあたることから、より適切な判断を期待することができる。そし
て、特許法 155条 1項は、「審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げるこ
とができる」と規定しており、また無効審決後も当事者が裁判外で特許の有効性に
関する見解を一致させ、それを前提に侵害問題についての紛争を和解で解決するこ
とができる。また、キルビー特許事件判決および特許法 104条の 3の創設によっ
て特許侵害訴訟においてその先決問題として特許の有効性を実質的に判断するこ
とが認められた以上、仲裁適格を否定する積極的根拠は失われたとする(79)。さら
に、かかる有効性に関する判断は、対世的効力を有する無効審決とは異なり、当事
者間においてのみ効力を有する相対的効力であることもその根拠とする。
これに対し、特許の有効性自体の確認を目的とする場合については、特許無効審
判および審決取消訴訟においてのみ審理判断が認められていることから、仲裁適格
を否定する。ただし、仲裁申立てについて、請求を本件特許権の無効を求める趣旨
のものではなく、本件特許権に基づく差止請求権がないことの確認を求める趣旨の
ものであれば、仲裁適格は肯定されるとする見解もある(80)。要するに、仲裁適格
が認められるか否かは、仲裁申立てにおける請求のしかた次第ということになる。
(78)小林秀之「知的財産紛争と仲裁（下）―WIPO仲裁センター設立に関連して―」NBL559
号 19頁（1994）、上野・前掲注 (53)112頁、斎藤秀夫ほか編『注解民事訴訟法⑾〔第 2
版〕』409頁（第一法規・1996）〔河野正憲〕、田邊・前掲注 (40)105頁、谷口安平「ライ
センス契約と仲裁条項」山上和則還暦記念『判例ライセンス法』（発明協会・2000）546
頁、青山善充「仲裁」高桑昭＝道垣内正人『新裁判実務大系 3巻国際民事訴訟法（財産法
関係）』（青林書院・2002）429頁、城山・前掲注 (22)53頁、出井直樹＝宮岡孝之『Q&A
新仲裁法解説』（三省堂・2004）、中野・前掲注 (6)394頁、小島武司＝高桑昭編『注釈と
論点仲裁法』（青林書院・2007）62頁〔小島武司＝清水宏〕、黄軔霆「特許有効性の仲裁
適格」松岡博編『国際知的財産法の潮流』（帝塚山大学出版会・2008）175頁、小島＝猪
股・前掲注 (49)82頁。
(79)浅井・前掲注 (1)44頁。
(80)三木浩一＝山本和彦編『新仲裁法の理論と実務』（有斐閣・2006）60頁〔出井直樹発言〕。
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3　特許の有効性自体についても仲裁適格を肯定する見解
特許権は、いったん特許庁審査官により特許査定がなされ、権利が付与されると
私権となる。それ故、特許権者は自己の特許権を自由に処分することができること
から、特許の有効性自体についても仲裁適格を認める見解である(81)。また、確か
に特許の有効性の判断については無効審判・審決取消訴訟によらなければならない
が、当事者は訴訟外で和解をし、訴えの取下げが認められているのであり、「より
私的な契約に根拠を有し、かつ、通常は公表されない仲裁手続においては、さらに
柔軟に考えてもよい」とし、特許の有効性自体の確認を求める場合には仲裁適格を
認める。
そして、「特許の無効を確認する」との仲裁判断の効力については、内容的に裁
判所による承認・執行を求めるべき性質のものではなく、仲裁判断それ自体で権利
の効力に関する当事者間の紛争をその限度で最終的に解決するものとして拘束力
を与える。
Ⅶ　私見
1　特許の有効性に関する仲裁適格
では、特許の有効性に関する仲裁適格についていかに考えるべきであろうか。こ
の問題を考えるに際して留意しなければならないのは、アメリカ法で検討したとお
り、特許の無効判断が当該特許を付与した特許庁以外の機関である裁判所で行われ
ているにもかかわらず、アメリカ特許法 294条の改正前は仲裁適格が否定されて
おり、それを可能としたのは先述した司法政策的判断であったことである。すなわ
ち、特許の有効性が行政争訟ルートで判断されるか否かが仲裁適格の決め手となる
のではなく、その時々の司法政策的判断が大きな影響を及ぼしていたことである。
この点、ドイツでは特許の有効性に関する判断が特許裁判所の専属管轄となってい
(81)熊倉・前掲注 (1)7頁、高田薫「行政事件の仲裁適格性⑵」JCAジャーナル 46巻 12号 3
頁（1999）、中村達也「知財関係仲裁―特許有効性の仲裁可能性―」仲裁とADR6号 28
頁（2011）。
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るにもかかわらず、仲裁適格を肯定しようとする見解が存在しているのと同様であ
る。結局、わが国で仲裁適格を認めるか否かは、仲裁法 13条 1項の和解可能性が
あるかについて、特許の有効性に関する審理の性格、仲裁による判断のメリット等
を考慮した上で、決定しなければならない。
なお、特許の有効性に関する仲裁適格が認められるか否かについては、①特許の
有効性が先決問題として争われている場合と、②特許の有効性自体が争われている
場合の 2つの場面が想定されることから、場合を分けて考察する。
⑴ 先決問題としての特許の有効性の判断
まず、特許の有効性が当該紛争の先決問題として争われている場合に、仲裁適格
は認められるであろうか。
この点、否定説は、特許の発生には特許庁の行政処分が行われていることから、
特許の有効性に疑義が生じた場合には、無効審判および審決取消訴訟において審理
判断が下されなければならず、仲裁適格は認められないとする。しかし、確かに特
許権の発生は審査官の特許査定という行政処分によって行われているが、先述した
とおり、キルビー特許事件判決および特許法 104条の 3の抗弁創設以降、大きく
その事情は変化している。同判決では、特許の有効性判断のできる実質理由として
挙げられている①衡平の理念および②無効審判の強制禁止・訴訟経済は、いずれも
仲裁適格を認めることに積極的に作用する。すなわち、①および②の理由は、仲裁
手続とは別個に無効審判を経なければ特許の有効性の判断をできないとした場合
の不都合と変わるところはない。そもそも、キルビー特許事件判決等によって、侵
害訴訟の受訴裁判所は特許の有効性を判断することができることが認められてい
るのであって、行政処分の公定力は特許の無効については適用されない。少なくと
もわが国におけるダブルトラック制度は、キルビー特許事件判決等によってその厳
格性は崩れており、特許法 104条の 3のような抗弁を認めないドイツとは事情が
異なる。とすれば、特許の有効性判断について、当事者が相対的な効力しか有しな
い判断を求める場合にまで無効審判での審理判断に拘泥する必要もなく、仲裁適格
は認められてよい。
また、特許はその発生に特許査定という行政処分が必要ではあるものの、いった
ん特許権が発生するとその対象となる発明には所有権類似の権利が付与されるこ
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とで、私権として経済的価値が与えられる(82)。その結果、自らが当該情報を独占
的に利用できるのはもちろん、譲渡、相続、ライセンス、担保権設定等の対象とす
ることが可能となり、資産化した情報を用いて利益を得たり、また融資を受けたり
することも可能となる。そして、審判の請求は審決が確定するまで取り下げること
ができ、また無効審決後も当事者が裁判外で特許の有効性に関する見解を一致さ
せ、それを前提に侵害問題についての紛争を和解で解決することができる。要する
に、実体法的側面から見れば特許権という私的自治の対象となる私権であり、訴訟
法的側面から見れば、少なくとも当事者間だけでの特許の有効性をめぐる争いであ
れば、「当事者が和解をすることができる民事上の紛争」に該当し、和解可能性が
認められるのである。
さらに、仲裁では争点となっている発明の技術的分野について、専門的知見を有
する専門家を仲裁人として選任することが可能であり、とくに新規性や進歩性と
いった微妙な判断については、訴訟に比べより適切かつ妥当な解決を図ることが期
待できよう。また、特許権者としても、特許が有効であるとの判断が下されれば当
該特許権に基づく権利行使が可能となる。この場合、執行の容易性などの仲裁のメ
リットにかんがみれば、司法政策的には仲裁適格を排除すべき理由はなく、むしろ
積極的に解すべきといえよう。
なお、キルビー特許事件判決の理由①と関連するが、そもそも特許の対象となる
発明は、財産的情報であり本来的に公共財としての性格を有する。したがって、無
効理由が存在する特許を放置することは公共財であるべき発明思想を特定の者の
独占に置くことになり、産業の発達に寄与するという特許法の目的を害することに
なり、認めるべきではない。かかる特許については無効とすることこそが公益性に
資することになり、その手続をさらに充実させるべく仲裁適格を認めるべきであ
る。もちろん、仲裁判断の効力は相対効であるが、当事者間以外でも存続する特許
権を事実上無効または効力を弱める効果は期待できよう。
⑵ 特許の有効性自体の判断
次に、特許の有効性自体について仲裁適格は認められるであろうか。
(82)中山信弘『特許法〔第 3版〕』（弘文堂・2016）8頁は、時代の発展とともに、情報を資産
化したいという要求が強まってきたことから、情報に所有権類似の権利を付与すること
で希少性を人為的に作出し、当該情報に経済的価値が与えられたとする。
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この点について肯定する見解が述べるように、特許権は私権であって当事者が自
由に処分できるものであり、和解可能性を見いだすことができる。仲裁適格を否定
する見解は、無効審判ルートでの審理を強調するが、これは特許を対世的に無効に
することを求めている場合に用いられる手続であり、そもそも相対的な無効を求め
ようとしている仲裁手続とは局面が異なる。とすれば、当事者が特許の有効性自
体について相対的な判断を求めている場合であれば、仲裁適格を認めるべきであ
る(83)。
また、特許の有効性判断につきわが国が採用しているダブルトラック制度は、無
効審判（行政争訟）によるべきか、侵害訴訟（民事訴訟）によるべきかという、司
法（裁判所）と準司法（行政庁）との間における役割分担の問題である。特許無効
の確認について訴えを提起するのであれば、ダブルトラック制度に反して許されな
いであろうが、仲裁手続は、当事者の意思に基づいて司法および準司法手続の制度
的枠外で紛争を解決しようとするものである。とすれば、仲裁適格はダブルトラッ
ク制度の問題の対象外であり、これを理由として仲裁適格を否定することはできな
いであろう。
2　仲裁判断と審決との判断齟齬
以上のように、特許の有効性に関して仲裁適格を認めると、無効審判と仲裁とい
う 2つの手続で特許の有効性判断がなされることになる。しかも、仲裁での判断基
準は当事者が合意によって仲裁廷が準拠すべき法を定めることができ（仲裁法 36
条 1項）、合意がないときは仲裁廷が紛争に最も密接な関係がある国の法令を適用
し（同条 2項）、さらに当事者双方の明示された求めがあるときは「衡平と善」に
よって判断することができる（同条 3項）ことから、無効審判と仲裁との間で特許
の有効性に関する判断に齟齬が生じるおそれがある。
ところで、特許の有効性判断に関して侵害訴訟と無効審判というダブルトラック
制度が採用されているわが国においては、従来、両者の間での判断齟齬をどのように
考えるべきかについて議論がなされてきた(84)。すなわち、侵害訴訟において特許
(83)なお、相対的な無効判断がなされた場合であっても、場合によっては特許権者が当該特
許権を第三者に対して行使することが信義則上認められないこともありうることは、ア
メリカ法と同様であろう。
(84)この点について、拙稿「ダブルトラック制度に起因する特許侵害訴訟の再審事由」岡山商
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権者の請求認容判決確定後に無効審決が確定した場合には、判決の基礎となった行
政処分（特許付与）が後の行政処分（無効審決）によって変更されたことになり、
民訴法 338条 1項 8号は「判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の
裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと」に該当するので
はないかが問題となったのである。しかし、侵害訴訟においても特許の有効性を争
う機会は十分存することから、紛争の蒸し返し防止および企業経営の安定性等の観
点から平成 23年の特許法改正において、特許侵害訴訟、専用実施権侵害訴訟およ
び補償金請求訴訟の終局判決の確定後は、当該訴訟の当事者であった者は再審の訴
えにおいて当該特許無効審決等が確定したことを主張することができないとされ
た（特許法 104条の 4第 1号ないし 3号）(85) (86) (87)。
では、仲裁判断と審決との間の判断齟齬はどのように考えるべきであろうか(88)。
科大学法学論叢 17号 21頁（2009）参照。
(85)特許庁工業所有権室制度改正審議室編『平成 23年特許法等の一部改正産業財産権法の解
説』（発明協会・2011）78頁、高田裕成ほか編『注釈民事訴訟法第 5巻』（有斐閣・2015）
499頁〔内山衛次〕。
(86)なお、中山・前掲注 (82)453頁は、事実審の口頭弁論終結後判決確定前に無効審決が確
定した場合、104条の 4の文言が「当該終局判決に対する再審の訴え」となっているた
め、再審における主張の制限はないが、訴訟上の信義則または 104条の 3の趣旨に照ら
して、再審事由が存するとして争うことが認められない場合が多いとする。
(87)なお、これとは反対のケース、すなわち、特許侵害訴訟において請求棄却判決（特許が無
効）が確定した後に特許無効審判において請求不成立（特許が有効）の審決が確定した場
合には、通説はこれを否定してきた。なぜなら、①前の判決の基礎となった行政処分であ
る特許査定処分自体には何ら変更は生じておらず、前の判決における理由中の判断は審決
等の特定の行政処分の公定力に拘束されたものではなく、特許無効審決の確定により無
効とされるまでは有効であることを前提としつつ、特許権の行使を制限するかどうかと
いう法律問題についての別の訴訟物に関する判決の帰趨の問題であり、また②これにつ
いて権利者が前訴で敗訴したことは、弁論主義の原則の下における当事者の主張・立証
活動の程度に応じた訴訟状態に基づく自由心証による判断の結果であり、既判力の抵触
がないからである。特許法改正後も事情に変更はなく、再審事由とはならない。否定説
について、髙部・前掲注 (63)444頁、近藤昌昭＝坂口友康＝小田真治「知的財産高等裁
判所設置法および裁判所等の一部を改正する法律について」NBL788号 61頁（2004）、
小田真治「知的財産高等裁判所設置法・裁判所等の一部を改正する法律」法令解説資料
総攬 61頁（2004）、高林龍「無効判断における審決取消訴訟と侵害訴訟の果たすべき役
割」別冊NBL116号 220頁（2006）、知的財産研究所「審判制度に関する今後の諸課題
の調査報告書」87頁〔森義之〕87頁（2007）、笠井・前掲注 (63)45頁、中山・前掲注
(82)451頁等。
(88)平成 23年特許法改正前の仲裁判断と審決の判断齟齬について述べるものとして、中村・
前掲注 (81)31頁。
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法定の形式要件（仲裁法 39条）をみたして成立した仲裁判断は、確定判決と同一
の効力を有する（同法 45条 1項本文）が、仲裁判断が仲裁手続の基礎的要件を欠
く場合、すなわち取消事由に該当する場合には、当事者は仲裁判断取消しの申立て
をすることができる（同法 44条 1項）。ただし、同条項には、平成 23年特許法改
正前に問題となった民訴法 338条 1項 8号のような規定は存しない。そこで、上記
のケースが仲裁法 44条 1項の取消事由に該当するか否かが問題となる。この点、
平成 23年特許法改正前の見解ではあるが、特許の有効性が先決問題として争われ
た場合には、無効審決が確定したときには仲裁判断の前提を欠き、仲裁判断の効力
を維持することは内容的公序に反する（仲裁法 44条 1項 8号）として(89)、また
は特許が有効なことを前提に防御していたことから 4号の防御権の侵害となると
して(90)、取消事由となるとする見解がある。しかし、仲裁手続は当事者の意思に
基づき開始されるものであって、そこでは当事者の意思を反映させた手続において
当該特許の有効性を争う機会が存していたといえよう。そして仲裁廷は、かかる当
事者の手続保障を前提として、特許の有効性を実質的に審理・判断している。とす
れば、たとえ特許が有効であるとの仲裁判断が下された後に特許無効審決が確定し
た場合においても、仲裁判断の取消事由には該当しないと考えるべきである。当事
者に一定の手続保障が確保されている点につき、訴訟と事情が異なるところはない
以上、特許法 104条の 4の再審制限の趣旨は仲裁にも適用されることになる。
もっとも、実際に無効審決が下されて仲裁判断との間で齟齬が生じた場合に備え
て、アメリカ特許法 294条⒞項後段のように、事前に当事者間で無効審決確定後
に仲裁判断が修正されうる旨の合意をしておくことは可能であろう。
3　想定されるケース
最後に、特許の有効性に関する仲裁適格が問題となることが実際に想定される
ケースについて、絞り込みを行っておきたい。
特許紛争が仲裁手続によって解決されるためには、必ずその前提として紛争当事
者間で仲裁合意がなされていなければならない。ここに仲裁合意とは、「既に生じ
た民事紛争又は将来において生ずる一定の法律関係（契約に基づくものであるかど
(89)中村・前掲注 (81)32頁、三木＝山本・前掲注 (80)347頁〔出井直樹発言〕。
(90)三木＝山本・前掲注 (80)348頁〔三木浩一発言〕。
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うかを問わない。）に関する民事上の紛争の全部又は一部の解決を 1人又は 2人以
上の仲裁人にゆだね、かつ、その判断・・・に服する旨の合意」をいう（仲裁 2条
1項）。仲裁合意は、当事者間に締結されていたライセンス契約等の中に紛争解決
条項としてなされている場合と実際に紛争が生じた後に当事者間で仲裁に付する
旨の合意がなされる場合がある。もっとも、従前からの仲裁合意が存在せず、紛争
が起こってから仲裁合意をすることは困難であり、裁判と比較してその優位性が認
められるケースは少ないことから、実際に仲裁での解決が選択されることは少ない
とされている(91)。よって、本稿で対象とする特許の有効性に関する仲裁適格につ
いても、ライセンス契約等にかかる紛争が生じた場合を想定すべきこととなる。
なお、ライセンス契約等に関連して生じる紛争は、その請求の法的性質いかんを
問わず、すべて仲裁条項の範囲に包摂されるとされている。そうでないと仲裁条項
の予防法的意義が損なわれ、取引紛争の実効的解決に寄せる当事者の期待を裏切る
ことになるからである(92)。したがって、社会的な紛争として同一性が観念できる
場合には仲裁条項の対象となり、請求の法的性質が不法行為に基づく請求であって
も仲裁条項の対象となる請求に含まれ(93)、ゆえに特許侵害に基づく請求もその対
象となる(94)。
Ⅷ　おわりに
本稿では、特許の有効性に関する仲裁適格について検討した結果、①特許の有効
性が先決問題として争われている場合に加え、②特許の有効性自体が争われている
場合にも、これを肯定すべきとの結論に至った。わが国においてダブルトラック制
度を採用していることは確かであるが、従来の学説はこれに固執しすぎているよう
に思える。ダブルトラック制度は、あくまでも知的財産紛争を司法や準司法手続に
(91)城山・前掲注 (22)50頁（2003）は、同氏の実務経験からすると、東京地裁及び大阪地裁に
おける実務と比較して、判断の質、スピード、求める事のできる救済の範囲、必要となる
弁護士費用等のいずれの点においても仲裁手続が優れているということは難しいとする。
(92)小島＝猪股・前掲注 (49)137頁。
(93)小島＝猪股・前掲注 (49)137頁、山本和彦＝山田文『ADR仲裁法〔第 2版〕』（日本評論
社・2015）322頁、名古屋地判平成 7年 10月 27日海法 150号 33頁。
(94)谷口・前掲注 (13)1070頁。
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おいて解決する際の役割分担であって、その制度的枠組みの外にある仲裁手続にお
いてこれを強調しすぎることは妥当ではない。
ところで、キルビー特許事件判決等によって、無効審判を経ずとも特許の有効性
を審理・判断することができるようになったことで当事者の利便性は向上したもの
の、これによって惹起された問題も少なくない。もっとも、例えば特許法 104条
の 3の抗弁や判断齟齬の場合における再審制限（同法 104条の 4）のように、訴訟
手続では問題が浮上すると迅速に立法をもって解決がなされている。これに対し
て、仲裁手続では対応が十分とはいえない状況にある。キルビー特許事件判決等に
よって特許の有効性に関する審理の在り方が見直されている中、仲裁手続において
も当事者にとって利便性を高めるための制度設計をすべきであるが、これまで議論
の念頭に置かれていたのは司法手続であった。その結果、現在における知的財産紛
争の仲裁手続の利用は低調である。知的財産訴訟制度が充実したこともその要因
であろうが、仲裁手続について理論的に十分な議論が尽くされていない部分がある
ことで当事者が利用しづらくなっているのではなかろうか。知財戦略大綱にもあ
るとおり、知的財産紛争解決の充実のためにも訴訟と仲裁・ADRが車の両輪のご
とく機能していかなければならない。当事者にとって利用しやすい手続を構築す
るためにも、十分な理論的検討を重ねたうえで立法をもって明確に解決することも
必要である。仲裁手続の活性化のためにも、特許の有効性に関する仲裁適格につい
て、将来的には、アメリカのように立法的に解決することが必要であろう。
（明治大学法学部准教授）
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